Sygn. akt XXI11 GWz 26/20

POSTANOWIENIE
Dnia 28 pazdziernika 2020 r.

Sad Okregowy w Warszawie XXII Wydzial Wtasnos$ci Intelektualnej w sktadzie:
Przewodniczacy: SSO Agnieszka Matlak
Sedziowie: SSR (del.) Agnieszka Golaszewska

SSO Marian Kociolek
po rozpoznaniu w dniu 28 pazdziernika 2020 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku S. spélki z ograniczona odpowiedzialnoscia spotki komandytowej z
siedziba w Krakowie
z udziatem D. spdélki z ograniczong odpowiedzialno$cia spotki komandytowej z siedziba
w Dzierzoniowie
0 udzielenie zabezpieczenia
na skutek zazalenia uczestnika postgpowania D. spélki z ograniczong odpowiedzialnoS$cig
spolki komandytowej z siedziba w Dzierzoniowie na postanowienie Sadu Okrggowego w
Warszawie z dnia 15 czerwca 2020 r., sygn. akt XXIl1 GWo 32/20
postanawia:

oddali¢ zazalenie.

SSR Agnieszka Golaszewska SSO Agnieszka Matlak SSO Marian Kociolek



Sygn. akt XXI11 GWz 26/20

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 15 czerwca 2019 r. Sad Okregowy w Warszawie w sprawie
0 sygn. akt XXII GWo 32/20 postanowit m.in.:
I. udzieli¢ S. spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia spotce komandytowej
z siedzibg w Krakowie zabezpieczenia roszczen:
1. o zaniechanie naruszen praw z rejestracji wzordw wspodlnotowych o nr 006371126-0001,
006371126-0002, 006371126-0003, 006371126-0004, ktorych przedmiotem sa klamki
drzwiowe, ktore to klamki w swych poszczegdlnych odmianach sktadajg si¢ z kwadratowe;j
na zewnatrz i okraglej na czgsci stycznej z czescig trzpieniowg klamki rozety oraz uchwytu
w ksztalcie litery ,,.L”, przy czym uchwyt klamki tworzy kwadratowa w przekroju czes¢
trzpieniowa stykajaca si¢ z rozeta i taczaca si¢ pod katem prostym z pochwytem o przekroju
prostokatnym, za§ w uchwycie od strony zewngtrznej (czotowej) jest umieszczona podtuzna
wktadka stanowigca element dekoracyjny, posiadajacy ksztalt prostokata o zaokraglonych
rogach, o nastepujacym wygladzie:

(! —

Wzér o nr 006371126-0001 Wz0r o nr 006371126-0002

Wzbr o nr 006371126-0003 Wzbr o nr 006371126-0004

poprzez zakazanie D. spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig spotce komandytowej z
siedzibag w Dzierzoniowie — na czas trwania postgpowania — oferowania, wprowadzania do
obrotu,  importowania, eksportowania  oraz  uzywania  klamek  drzwiowych
o wygladzie przedstawionym ponizej, oferowanych na dzien ztozenia wniosku pod nazwami

handlowymi ,,Boxer QR”, bez wzgl¢du na kolor:



Klamka Boxer QR Klamka Boxer QR

chrom satyna/biaty chrom satyna/czarny

Klamka Boxer QR czarny/biaty Klamka Boxer QR czarny/czarny

2. o zaniechanie czyndéw nieuczciwej konkurencji popelnionych na szkodg S. spotki
z ograniczong odpowiedzialnoscig spotki komandytowej z siedzibg w Krakowie w postaci
pasozytniczego nasladowania produktu w postaci klamek drzwiowych o nazwie handlowej
,GABI”, ktore to klamki w swych poszczegdlnych odmianach sktadaja si¢ z kwadratowej
na zewnatrz i okraglej na czesci stycznej z czgécia trzpieniowg klamki rozety oraz uchwytu
w ksztalcie litery ,,L”, przy czym uchwyt klamki tworzy kwadratowa w przekroju czegsé
trzpieniowa stykajaca si¢ z rozetg i taczaca si¢ pod katem prostym z pochwytem o przekroju
prostokatnym, za§ w uchwycie od strony zewnetrznej (czotowej) jest umieszczona podtuzna
wktadka stanowigca element dekoracyjny, posiadajacy ksztalt prostokata o zaokraglonych
rogach, o nastepujagcym wygladzie:

“ S «
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Klamka GABI nikiel/biaty Klamka GABI nikiel/czarny

Klamka GABI czarny/biaty Klamka GABI czarny/czarny
poprzez zakazanie obowigzanej — na czas trwania postgpowania — oferowania, wprowadzania

do obrotu, importowania, eksportowania, reklamowania klamek drzwiowych, ktore w swych



poszczegbdlnych odmianach sktadajg si¢ z kwadratowej na zewnatrz i okraglej na czesci
stycznej z czescig trzpieniowa klamki rozety oraz uchwytu w ksztalcie litery ,,.L”, przy czym
uchwyt klamki tworzy kwadratowa w przekroju czg$¢ trzpieniowa stykajaca si¢ z rozeta
i Iaczaca sie pod katem prostym z pochwytem o przekroju prostokatnym, za§ w uchwycie
od strony zewnetrznej (czotowej) jest umieszczona podluzna wktadka stanowigca element
dekoracyjny, posiadajacy ksztatt prostokata o zaokraglonych rogach, o wygladzie
przedstawionym ponizej, oferowanych na dzien ztozenia wniosku pod nazwami handlowymi

,Boxer QR”, bez wzgledu na kolor:

Klamka Boxer QR Klamka Boxer QR

chrom satyna/biaty chrom satyna/czarny

M e

Klamka Boxer QR czarny/czarny

Klamka Boxer QR czarny/biaty
3. o0 nakazanie obowigzanej zniszczenia bedacych jej wlasnoscig bezprawnie wytworzonych
1 dystrybuowanych klamek drzwiowych, ktore to klamki w swych poszczegdlnych odmianach
sktadaja si¢ z kwadratowe] na zewnatrz i okraglej na czesci stycznej z czescig trzpieniowa
klamki rozety oraz uchwytu w ksztatcie litery ,L”, przy czym uchwyt klamki tworzy
kwadratowa w przekroju cze$¢ trzpieniowa stykajgca si¢ z rozetg i taczaca sie¢ pod katem
prostym z pochwytem o przekroju prostokatnym, za$ w uchwycie od strony zewngtrznej
(czolowej) jest umieszczona podtuzna wkiadka stanowigca element dekoracyjny, posiadajacy
ksztalt prostokata o zaokraglonych rogach, o wygladzie przedstawionym ponizej,
oferowanych na dzien ztozenia wniosku pod nazwami handlowymi ,,Boxer QR”, bez wzgledu

na kolor:

Klamka Boxer QR Klamka o Boxer QR



chrom satyna/biaty chrom satyna/czarny

Klamka Boxer QR czarny/czarny

Klamka Boxer QR czarny/biaty
poprzez:
a) nakazanie zajecia — na czas trwania postgpowania - klamek drzwiowych, ktore
w poszczegolnych odmianach sktadaja si¢ z kwadratowej na zewnatrz i okraglej na czesci
stycznej z czescig trzpieniowa klamki rozety oraz uchwytu w ksztalcie litery ,,.L”, przy czym
uchwyt klamki tworzy kwadratowa w przekroju czg¢$¢ trzpieniowa stykajaca si¢ z rozeta
1 taczaca sie pod katem prostym z pochwytem o przekroju prostokatnym, za§ w uchwycie
od strony zewngtrznej (czolowej) jest umieszczona podtuzna wkiadka stanowigca element
dekoracyjny, posiadajacy ksztalt prostokata o zaokraglonych rogach, o nast¢pujacym
wygladzie:

- O

znajdujacych si¢ w miejscu prowadzenia dzialalno$ci gospodarczej przez D. spoltka z
ograniczong  odpowiedzialnoécig  spotke  komandytowa, tj. przy ul.  (.)
w D. ((...) D. w jej hurtowniach i magazynach oraz w innych miejscach ustalonych przez
komornika w toku postgpowania zabezpieczajacego i oddanie ich pod dozér obowiagzanej,
komornika albo osoby trzeciej;
b) nakazanie obowigzanej — na czas trwania postepowania — wycofania z obrotu,
w szczegolnosci od jej dystrybutoréw 1 partnerow handlowych, bedacych witasnoscig
obowigzanej klamek drzwiowych, ktore w swych odmianach sktadajg si¢ z kwadratowej
na zewnatrz i okraglej na czesci stycznej z czesciag trzpieniowa klamki rozety oraz uchwytu
w ksztalcie litery ,,L”, przy czym uchwyt klamki tworzy kwadratowa w przekroju czes$é
trzpieniowa stykajgca si¢ z rozetg i taczaca si¢ pod katem prostym z pochwytem o przekroju
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prostokatnym, za§ w uchwycie od strony zewngtrznej (czotowej) jest umieszczona podtuzna
wktadka stanowigca element dekoracyjny, posiadajacy ksztatt prostokata o zaokraglonych
rogach, o wygladzie przedstawionym ponizej, oferowanych na dzien ztozenia wniosku pod

nazwami handlowymi ,,Boxer QR”, bez wzgledu na kolor:

Klamka Boxer QR Klamka Boxer QR

chrom satyna/biaty chrom satyna/czarny

M e

Klamka Boxer QR czarny/czarny

Klamka Boxer QR czarny/biaty
C) nakazanie zaj¢cia — na czas trwania postepowania — wszelkich materiatow handlowych lub
reklamowych dotyczacych klamek drzwiowych, ktore w swych odmianach sktadaja si¢
z kwadratowej na zewnatrz 1 okraglej na czeSci stycznej z czescig trzpieniowa klamki rozety
oraz uchwytu w ksztalcie litery ,L”, przy czym uchwyt klamki tworzy kwadratowa
w przekroju czg$¢ trzpieniowa stykajaca si¢ z rozeta i taczaca si¢ pod katem prostym
Z pochwytem o przekroju prostokatnym, za§ w uchwycie od strony zewnetrznej (czotowej)
jest umieszczona podtuzna wkladka stanowigca element dekoracyjny, posiadajacy ksztatt
prostokata o zaokraglonych rogach, o wygladzie przedstawionym ponizej, oferowanych

na dzien ztozenia wniosku pod nazwami handlowymi ,,Boxer QR”, bez wzgledu na kolor:

Klamka Boxer QR Klamka Boxer QR

chrom satyna/biaty chrom satyna/czarny

e




Klamka Boxer QR czarny/biaty Klamka Boxer QR czarny/czarny
znajdujacych si¢ w miejscu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez obowiazana, tj. przy
ul. (..r) w D. (...)D. ), jej hurtowniach i magazynach
oraz w innych miejscach ustalonych przez komornika w toku postepowania
zabezpieczajacego 1 oddanie ich pod dozér obowigzanej, komornika albo osoby trzeciej;

I1. oddali¢ wniosek w pozostalej czgsci;

Ill. wyznaczy¢ S. spolce z ograniczong odpowiedzialnoscia spdtce komandytowe;j
z siedzibg w Krakowie dwutygodniowy termin do wystgpienia wzgledem D. spoiki z
ograniczong odpowiedzialnoscig spotki komandytowej z siedzibg w Dzierzoniowie
Z pozwem obejmujacym roszczenia okreslone w punkcie 1.1-3. (postanowienie, k. 200 — 205
akt).

W uzasadnieniu postanowienia Sad Okregowy wskazal, ze S. spotka
z ograniczong odpowiedzialnoscig spotka komandytowa z siedzibg w Krakowie prowadzi
dziatalnos¢ gospodarczg w zakresie produkcji i obrotu akcesoriami i okuciami budowlanymi.
Przedsigbiorstwo powstato w 2009 r. i obecnie jest liderem na polskim rynku w branzy
akcesoriow i oku¢ budowlanych (odpis z KRS k. 30 - 41 akt, wydruk ze strony internetowej
k. 42 - 44 akt).

Spotka S.  jest uprawniona do wzordw wspolnotowych przedstawiajacych
(w czterech rzutach kazdy) klamki drzwiowe, ktore w swych poszczegolnych odmianach
sktadaja si¢ z kwadratowe] na zewnatrz i okraglej na czesci stycznej z czescig trzpieniowa
klamki rozety oraz uchwytu w ksztatcie litery ,L”, przy czym uchwyt klamki tworzy
kwadratowa w przekroju cze$¢ trzpieniowa stykajgca si¢ z rozeta i taczaca sie¢ pod katem
prostym z pochwytem o przekroju prostokatnym, za§ w uchwycie od strony zewnetrznej
(czotowej) jest umieszczona podtuzna wktadka stanowigca element dekoracyjny w ksztatcie
prostokata o zaokraglonych rogach, zarejestrowanych w Urzedzie Unii Europejskiej
ds. Wiasnosci Intelektualnej w dniu 5 kwietnia 2019 r. pod numerami:

- 006371126-0001 o wygladzie:



w stosunku do ktorego od 30 kwietnia 2020 r. toczy si¢ postgpowanie W Sprawie
uniewaznienia;

- 006371126-0002 o wygladzie:

I
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w stosunku do ktéorego od 30 kwietnia 2020 r. toczy si¢ postgpowanie w sprawie
uniewaznienia;

- 006371126-0003 o wygladzie:



w stosunku do ktérego od 28 kwietnia 2020 r. toczy si¢ postgpowanie w sprawie
uniewaznienia;

- 006371126-0004 o wygladzie:



w stosunku do ktorego od 30 kwietnia 2020 r. toczy si¢ postgpowanie w sprawie
uniewaznienia (Swiadectwa rejestracji EUIPO k. 45 - 64 akt).

Sad Okregowy wskazal, ze wzory te sg wykorzystywane przez uprawnionego
w produktach — klamkach oferowanych pod nazwg handlowa ,,GABI” od wiosny 2019 r. Ich
cechy zewngtrzne sg efektem przemys$lanych dziatan tworcy odpowiadajagcego na rynkowe
zapotrzebowanie na produkt minimalistyczny i nowoczesny a jednoczes$nie elegancki i prosty.
Produkt ten odniost sukces sprzedazowy, jest jednym z najchetniej wybieranych przez
klientow 1 kontrahentow. Od poczatku dystrybucji uprawniony ponosil wydatki zwigzane
z reklamg 1 promocja klamek ,,GABI”, m.in. korzystajac z kanaléw reklamy internetowe;j
i klasycznej, katalogowej a takze z prezentacji na targach i wystawach branzowych. Ponosit
takze koszty nieodptatnego przekazania tysigcy sztuk klamek do centrow handlowych (L., C.,
P. ) w celu promocji i umieszczenia produktu w ekspozycjach sklepowych. Przetozylo si¢ to
na sukces sprzedazowy klamek ,,GABI”. Dzigki tym zabiegom zyskaly one duzg popularnos¢
i s3 kojarzone ze spdtka S. jako jej produkt flagowy (19% udzial w ogdélnym wyniku
sprzedazy W segmencie klamek drzwiowych) (faktury
i rachunki k. 65 - 76 akt, dokumenty sprzedazy k. 101 - 103 akt, fotografie k. 77 - 84, 104 -
117 akt faktury sprzedazy k.85 - 100, 118 - 128 akt).
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Sad Okregowy wskazat, iz obowigzany D. spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig
spotka komandytowa z siedzibg w Dzierzoniowie prowadzi dziatalno$¢ gospodarcza w
zakresie  produkcji 1 sprzedazy  artykutow 1 akcesoriow  budowlanych,
m.in. klamek 1 oku¢ budowlanych za posrednictwem sklepu internetowego pod adresem
WWW. (...).eu, jak réwniez za  posrednictwem  sklepow  internetowych
i internetowych platform sprzedazowych na stronach www. (...).pl, www. (...).pl, www.
(...).pl, www. (...).pl, www. (...).pl, www. (...).pl, www. (...).com.pl, www. (...).pl, www. (...).pl
na terytorium calej Unii Europejskiej. Sprzedaz prowadzona jest rowniez w kanale
tradycyjnym,
do wielkopowierzchniowych centréw budowlanych (P., O.) (odpis z rejestru przedsigbiorcow
KRS k. 148 - 155 akt, wydruk ze strony internetowej obowigzanej k. 156 - 162 akt, wydruki ze
stron internetowych dystrybutorow k. 169 - 190 akt, faktury
i paragony k. 194 - 198 akt, fotografie k. 191 - 193 akt).

Obowigzany oferuje i wprowadza do obrotu klamki drzwiowe o nazwie handlowej
,Boxer QR” w roznych wersjach kolorystycznych, ktorych wyglad jest bardzo podobny

do wzorow zarejestrowanych na rzecz uprawnionego i jego produktow — klamek ,,GABI”:

Klamki drzwiowe ,,GABI” Klamki drzwiowe ,,Boxer QR”

Klamka GABI nikiel/biaty Klamka Boxer QR
chroniona wzorem o nr 006371126-0001 chrom satyna/biaty

Klamka GABI czarny/czarny Klamka Boxer QR

chroniona wzorem o nr 006371126-0002 czarny/czarny
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Klamka GABI czarny/biaty Klamka Boxer QR
chroniona wzorem o nr 006371126-0003 czarny/bialy

Klamka GABI nikiel/czarny Klamka Boxer QR

chroniona wzorem o nr 006371126-0004 chrom satyna/czarny

—
e
Sy
"

(ocena normatywna dokonana na podstawie fotografii zawartych w swiadectwach EUIPO
i fotografii przedstawiajgcych produkty stron).

W oparciu o powyzsze ustalenia, Sad Okregowy zwazyl, iz w dacie orzekania
w przedmiocie zabezpieczenia roszczen wynikajagcych z naruszenia praw spotki S.
do wzorow wspolnotowych zarejestrowanych w EUIPO pod numerami: 006371126-0001,
006371126-0002, 006371126-0003, 006371126-0004 Sadowi nie byly znane zarzuty ani
dowody majace przemawia¢ za stwierdzeniem niewazno$ci, Sad byt wiec zwigzany
domniemaniem z art. 85 rozporzadzenia.

Z zaoferowanego materiatu dowodowego wynikala wylaczno$¢ uzywania przez spotke
S. na terytorium  Unii  Europejskiej  wzoréw  przedstawiajacych  klamki
o wygladzie przedstawionym w $§wiadectwach rejestracji. Przeciwstawiane im wzory

przemystowe zastosowane w produkowanych, oferowanych i wprowadzanych do obrotu

12




przez spotke  D. klamkach LBoxer QR”  wywoluyja  zdaniem Sadu
na zorientowanym uzytkowniku, ktérym jest osoba zamierzajaca naby¢ drzwi lub wymienié
klamki, zapoznajaca si¢ bardziej szczegdlowo z oferta rynkowa, tozsame ogdlne wrazenie.
Zwroci on uwaga na proste, geometryczne ksztatty i linie oraz kolorystyke zbudowang na
kontrascie podtuznej dekoracyjnej naktadki wzglgdem pozostatych elementow klamki.

Nie ulegato watpliwosci Sadu, ze klamki do drzwi sg produktem w duzej mierze
0 charakterze funkcjonalnym. Ich ksztalt, proporcje, uktad elementéw musza umozliwiaé
mocowanie na drzwiach, gwarantowa¢ zamykanie / otwieranie drzwi, a takze by¢ wygodne
do uchwycenia przez uzytkownika. Ogranicza to w duzej mierze swobode twoérczg
projektanta, jednak nie wylacza jej calkowicie, o czym przekonuje réznorodnos¢ klamek
dostgpnych na rynku. Klamki oferowane przez uprawnionego, realizujace wzory
wspolnotowe maja prosty, minimalistyczny, nowoczesny ksztatt, kontrastowa kolorystyke. Sa
wykonane z materialu typowego dla tego rodzaju produktéw. Przejecie we wzorach
przemystowych klamek obowigzanego wszystkich typowych cech wzoréw wspolnotowych i
produktow uprawnionego w zadnym razie nie jest usprawiedliwione ograniczeniem swobody
projektowania. Korzystajac z podobnych wzoréw przemystowych spotka D. wkroczyta w
zakres wylacznos$ci wynikajacy dla spotki S. z rejestracji wzordw wspolnotowych o nr:
006371126-0001, 006371126-0002, 006371126-0003, 006371126-0004. W konsekwencji Sad
uznat, ze uprawnionemu stuzg roszczenia okre§lone w art. 89 w zw.
z art. 10 rozporzadzenia 1 w art. 286 p.w.p. 1 z tych wzgledow wniosek o ich zabezpieczenie
zastugiwat na uwzglednienie (art. 730" k.p.c.).

Odnoszac si¢ kolejno do naruszenia regul uczciwej konkurencji, Sad Okregowy
wywodzit ze Spotka S. przedstawila dowody relatywnego pierwszenstwa wprowadzenia na
polski rynek klamek o nazwie handlowej ,,GABI”, ktorych wyglad nasladuje obowigzany
wytwarzajac klamki ,,Boxer QR”. Nasladownictwo nie znajduje uzasadnienia w funkcji
technicznej jaka petnig klamki. Obowigzana nie oznacza ich ponadto w sposdb mogacy
skutecznie wyeliminowac prawdopodobienstwo wprowadzenia nabywcy
w btad co do producenta lub produktu, w szczegdlnosci ryzyko konfuzji ,,post sale”. Klamki
zamontowane w drzwiach nie majg zadnych oznaczen indywidualizujacych, moga wigc by¢
tatwo mylone. Takie dzialanie obowigzanej szkodzi zardwno interesom konkurenta
(uprawnionej), jak i potencjalnych nabywcow. Sad przyjat, ze spotka D. dopuszcza si¢ w ten
Sposob czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 13 u.z.n.k. Spotce S. shuzg
wynikajace z naruszenia roszczenia okreSlone w art. 18 ust. 1 u.z.nk. Uprawniona

zaoferowala material dowodowy przekonujacy o tym, ze produkt w postaci klamek ,,GABI”
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zdobyt  dzigki jej wysitkom 1 nakladom pozycje rynkowa  zaslugujaca
na ochron¢ przed dziataniami noszacymi znamiona naruszajacego dobry obyczaj handlowy —
niewykorzystywania  dorobku  konkurencyjnego  przedsigbiorcy -  pasozytnictwa
gospodarczego. Sprzeczne z dobrymi obyczajami jest bowiem m.in. wykorzystanie efektow
cudzej pracy, w szczegolnosci wykorzystanie wypracowanej przez konkurenta szczegolnej
pozycji rynkowej jego produktu lub oznaczen odrdzniajacych (tj. ich renomy). W zakresie
szczegdtowe] oceny naruszenia regul uczciwej konkurencji Sad zgodzit si¢ z argumentacja
przedstawiong w motywach wniosku. Uzasadnione bylo wiec takze postawienie
obowigzanemu zarzutu dopuszczenia si¢ czynu nieuczciwe] konkurencji zdefiniowanego W
art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Uprawniona moze wigc zada¢ zastosowania wzgledem niej sankcji z art.
18 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1 u.z.n.k.
Uprawniony, zdaniem Sadu, nalezycie uprawdopodobnil swoj interes prawny
w uzyskaniu zabezpieczenia. Aby nie wystapity niekorzystne dla niego skutki, konieczne jest
niezwloczne zapewnienie ochrony jego praw wylacznych i interesow gospodarczych. Brak
zabezpieczenia i dtugotrwate oczekiwanie na prawomocne rozstrzygnigcie sadu o zakazaniu
obowigzanemu naruszen pozbawi uprawnionego ochrony prawnej i uniemozliwi osiagnig¢cie
celu postgpowania gtdéwnego. Uzywanie przez obowigzanego W jego toku kwestionowanych
wzoréw bedzie utrwala¢ negatywne skutki naruszenia poprzez zacieranie, w odbiorze
konsumentoéw, réznic pomigdzy produktami stron. Usuniecie skutkow takich naruszen w
przysztosci moze okaza¢ si¢ bardzo utrudnione, o ile w ogdle mozliwe.
Zazalenie od powyzszego postanowienia wniost obowigzany pismem z dnia
14 sierpnia 2020 r., zaskarzajac je w czesci uwzgledniajgcej wniosek uprawnionego i wnoszac
0 zmian¢ zaskarzonego postanowienia przez oddalenie w calosci wniosku uprawnionego
o udzielenie zabezpieczenia oraz o zasadzenie od uprawnionego na rzecz obowigzanego
kosztow postgpowania zazaleniowego wg. norm przepisanych, a w tym kosztow zastepstwa
prawnego.
Skarzonemu postanowieniu spotka D. zarzucita:
1. majace wpltyw na wynik sprawy, naruszenie przepisow prawa procesowego, tj. art.
730" § 11 3 k.p.c., przez przyjecie, ze Uprawniony uprawdopodobnit istnienie
roszczenia zwigzanego z naruszeniem praw z rejestracji wzorow wspolnotowych,
w sytuacji gdy przed Urzedem Unii Europejskiej ds. Wiasnosci Intelektualnej
toczy si¢ wszczete na skutek wnioskOw obowigzanej z dnia 13 lutego 2020 r.
postepowanie o uniewaznienie przedmiotowych Wzoré6w wspdlnotowych

uprawnionego 006371126-0001, 006371126-0002, 006371126-0003, 006371126-
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0004 z uwagi na brak nowosci 1 indywidualnego charakteru, a w konsekwencji
nieuwzglednienie interesu obowigzanej i obcigzenie jej ponad potrzebe;

. majace wptyw na wynik sprawy naruszenie przepisOw prawa procesowego, tj. art.
730" § 1 k.p.c., przez przyjecie, ze uprawniona uprawdopodobnita istnienie
roszczenia o zaniechanie czyndow nieuczciwe] konkurencji (nasladownictwo
produktu), w sytuacji gdy uprawniona nie wykazata si¢ przymiotem pierwszenstwa
rynkowego w zakresie produktoéw GABI oraz spelnieniem pozostatych przestanek
uzasadniajacych zastosowanie art. 3 1 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji;

. majace wplyw na wynik sprawy, naruszenie przepisOw prawa procesowego, tj. art.
233 § 1 k.p.c., poprzez bledna, sprzeczng z zasadami logiki i do§wiadczeniem
zyciowym ocen¢ materiatu dowodowego, tj.:

- dokumentow przedstawionych przez uprawnionego obrazujacych produkty
obowigzanej, wydrukéw ze strony internetowej obowigzanego, wydrukéw ze stron
internetowych dystrybutorow, polegajaca na przyjeciu, ze obowigzany nie oznacza
klamek w sposob mogacy skutecznie wyeliminowa¢ prawdopodobienstwo
wprowadzenia nabywcy w btad co do producenta lub produktu, a w szczegdlnosci
ryzyko konfuzji ,,post sale” (klamki zamontowane w drzwiach nie maja zadnych
oznaczen indywidualizujacych, mogg wigc by¢ tatwo mylone), w sytuacji, gdy
obowigzany oznacza klamki w sposob wykluczajacy ryzyko omytek;

- faktur i rachunkéw, dokumentéw sprzedazy, fotografii, faktur sprzedazy,
polegajacych na przyjeciu, ze dowody te dokumentujg pierwszenstwo uzycia
klamek o cechach postaciowych ucielesnionych we wzorach wspolnoty S. Sp. z
0.0. Sp. k., w sytuacji gdy uprawniony nie jest producentem tych klamek, ani
podmiotem, ktory wprowadzit je jako pierwszy do obrotu na polskim rynku;

- faktur 1 rachunkéw, dokumentdéw sprzedazy, fotografii, faktur sprzedazy,
polegajaca na przyjeciu, ze dowody te dotyczg reklamy i1 promocji klamek
»GABI”, klamki ,,GABI” zyskaty duza popularno$¢, pozycje¢ rynkowa i
sa kojarzone ze spotka S. w sytuacji, gdy okolicznosci takie nie wynikaja
z tychze materiatow;

a w konsekwencji brak wszechstronnej oceny 1 rozwazenia materiatu
dowodowego;

. majace wplyw na wynik sprawy, naruszenie przepisOw prawa procesowego, tj. art.

233 § 1 k.p.c., poprzez bledna, sprzeczng z zasadami logiki i doswiadczeniem
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zyciowym ocen¢ materiatu dowodowego, tj. certyfikatow rejestracji wzoréw
wspolnotowych nr  006371126-0001, 006371126-0002, 006371126-0003,
006371126-0004, polegajaca na przyjeciu, ze przedmiotem ochrony tych wzoréw
jest klamka bez wzgledu na kolor, gdzie podtluzna wkiadka dekoracyjna ma
zaokraglone rogi, a w konsekwencji uwzglednienie tych cech w ustanowionym
zakazie, tj. w punktach I. 1, 2 i 3 sentencji zaskarzonego postanowienia W Sytuacji,
gdy te elementy nie wynikaja z widoku w/w wzoréw wspolnotowych, braku
ustalenia zakresu ochrony wynikajacej z tych wzoréw, w tym brak wskazania,
ktore cechy postaciowe wzorow sg istotne dla jego ostatecznego wygladu;

. majace wplyw na wynik sprawy, naruszenie przepisOw prawa procesowego, tj. art.
730" § 3 k.p.c. przez ustanowienie zakazu korzystania z produktéw, w ktorych
nie uciele$niono cech wedlug wzoréw wspodlnotowych nr 006371126-0001,
006371126-0002, 006371126-0003, 006371126-0004, a w konsekwencji
obcigzenie obowigzanego ponad potrzebe;

. majace wplyw na wynik sprawy, naruszenie przepisOw prawa procesowego, tj. art.
233 § 1 kp.c. i art. 730" § 3 k.p.c. poprzez bledna, sprzeczna z zasadami logiki
1 doswiadczeniem zyciowym ocen¢ materiatu dowodowego, tj. dokumentdéw
przedstawionych przez uprawnionego, na okoliczno$¢ uzywania produktow
BOXER QR przez obowigzanego, polegajacych na przyjeciu, ze obowigzany
importuje i eksportuje sporne produkty i ustanowienie w tym zakresie zakazu - co
obcigza obowiazanego ponad potrzebe - w sytuacji gdy z materiatu dowodowego
przedstawionego przez uprawnionego taka okoliczno$¢ nie wynika;

. naruszenie prawa materialnego, tj. art. 10 ust. 1 i 2 rozporzadzenia, poprzez
zaniechanie porownania ogdlnego podobienstwa przeciwstawianych sobie wzoru i
produktu poprzez analiz¢ wystepujacych migdzy nimi podobienstw i roznic, w tym
wskazania ktore cechy w produkcie obowigzanego $wiadczg o tym, ze wzor
ucielesniony w jego produkcie jest na tyle podobny do zarejestrowanego na rzecz
uprawnionego wzoru wspolnoty, ze wywotuje u zorientowanego uzytkownika to

samo ogolne wrazenie (zazalenie, k. 328 - 342 akt).
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Sad Okregowy zwazyl co nastepuje:

Zazalenie podlegato oddaleniu.

Zgodnie z trescig art. 741 § 1 k.p.c. na postanowienie sgdu pierwszej instancji
w przedmiocie zabezpieczenia przyshuguje zazalenie. Zazalenie rozpoznaje sad, ktory wydat
zaskarzone postanowienie, w sktadzie trzech sedzidow (§ 2).

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzoroéw
wspolnotowych (Dz.U.UE.L.02.3.1 z 5/01/2002 r.) stvorzyto ujednolicony system nabywania
prawa wylacznego do wzoru, jego jednolitego skutku na terytorium Unii Europejskiej
I systemu ochrony (ust. 3 art.1). Rozporzadzenie zawiera legalng definicje¢, zgodnie z ktorg
wzorem jest posta¢ catego produktu lub jego czesci wynikajaca w szczegolnosci z cech linii
konturow, kolorystyki, ksztattu, tekstury lub materialéw produktu lub jego ornamentacji (art.
3a). Postac produktu przejawia si¢ w jego zewnetrznych cechach charakterystycznych, formie
i uksztaltowaniu, jego przyozdobieniu, wyrazajagcym si¢ w zestawieniu linii, konturow,
doborze koloréw lub uzyciu powierzchni o specjalnych wtasciwosciach.

Prawo do zarejestrowanego wzoru wspolnotowego moze by¢ skutecznie zaprzeczone
przez zainteresowanego wylacznie w postepowaniu w sprawie o uniewaznienie, wywotanej
wnioskiem ztozonym w Urzegdzie Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej lub pozwem
wzajemnym w sprawie 0 naruszenie (art. 24 ust. 1 w zw. z art. 52 i art. 84). Jedynie wigc
na skutek ww. postepowan moze doj$¢ do obalenia domniemania waznos$ci, o ktérym mowa
w art. 85. Jednak — zgodnie z przepisem art. 90 ust. 2 rozporzadzenia — zarzut braku nowos$ci
lub indywidualnego charakteru wzoru wspdélnotowego mozna zglosi¢ skutecznie takze
w postgpowaniu w sprawie o udzielenie zabezpieczenia. Tak tez uczynit w sprawie niniejszej
obowigzany.

Rozstrzygajac spor nalezy takze wyjasni¢, ze wudzielenie ochrony wzorom
wspolnotowym nastepuje w trybie rejestracji, gdzie badanie urzedu ogranicza si¢ jedynie
do stwierdzenia, ze zglaszany wzér: odpowiada definicji art. 3a; nie jest sprzeczny
z porzadkiem publicznym lub przyjetymi dobrymi obyczajami (art. 47).

Sad orzekajac w skladzie pierwotnym zabezpieczyl roszczenia uprawnionego
przyjmujac zasadnie, ze wyze] wskazane wzory korzystaja z domniemania waznoSci,
a pomiedzy wzorami przemystowymi obowigzanego, a Wzorami wspolnotowymi
uprawnionego, zachodzi podobienstwo.

Nowos¢ oraz indywidualnos$¢ spornych wzoréw zostaty zakwestionowane przez
obowigzanego, ktory przedstawil m.in. certyfikaty rejestracji wzorow 003241124-0001,
001283816-0002, 002405381-0077, 003241124-0002, 005302817-0001 i 005302841-001
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oraz dowody wskazujagce, zdaniem obowigzanego, na wczesniejsze uzywanie pPrzez niego
wzorow podobnych pod nazwa Q. i G., co w jego ocenie swiadczy o braku nowosci
zarejestrowanych na rzecz uprawnionej wzorow w chwili ich zgloszenia do EUIPO

(certyfikaty rejestracji wzorow, k. 452 - 474 akt).

Zarzut niewaznos$ci wzoréw wspolnotowych podniesiony zostal przez obowigzang
spotke we wniosku skierowanym do Urzedu Unii Europejskiej ds. Wilasnosci Intelektualnej
(EUIPO). Sad w niniejszym postepowaniu o zabezpieczenie nie jest uprawniony do badania
waznosci / niewaznosci wzorow wspolnotowych, zatem dopdoki wzory o nr 006371126-0001,
006371126-0002, 006371126-0003 i 006371126-0004 pozostaja w obrocie prawnym,
dziatalno$¢ obowigzanego narusza prawa wnioskodawcy S. sp. z 0. 0. sp. k. Podniesienie
zarzutu niewaznosci w/w wzordw nie moze wigc skutkowa¢ zmiang decyzji sadu w
przedmiocie udzielenia zabezpieczenia.

Nie jest zasadny zarzut naruszenia przez sad art. 233 § 1 k.p.c. Obowiazany zarzucajac
wadliwa oceng dowodow oraz sprzecznos$¢ istotnych ustalen z tre$cig zebranego w sprawie
materialu  dowodowego nie przedstawit Zzadnych argumentéw wskazujacych na razace
naruszenie przez sad zasad oceny dowodoéw. Zarzuty obowigzanego sprowadzaja si¢ do
zanegowania przyjetego przez sad podobienstwa klamek ,,BOXER QR” wprowadzonych na
rynek przez spotke D. do chronionych wzorami wspdlnotowymi klamek ,,GABI” (ktore sg nie
tyle podobne, co niemal identyczne) oraz interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia,
ktory, biorgc pod uwage fakt, iz strony konkuruja na rynku w sprzedazy klamek, przy czym
uprawniony posiada prawo wylaczne na wzor klamek, ktore obowigzany wprowadza do
obrotu osiaggajac korzysci kosztem uprawnionego, takze jest oczywisty. Rowniez zasadnie sad
pierwszej instancji przyjat za wykazany fakt, iz obowigzany wprowadza na rynek klamki o
nazwie ,,BOXER QR”, o czym, oprocz ztozonych do akt dowodow zakupu klamek oraz
wydrukéw stron internetowych, $wiadczy =zajecie przez komornika w  wykonaniu
zabezpieczenia kilku tysiecy sztuk klamek w przedsigbiorstwie obowigzanego.

Obowigzany nie wykazal takze, aby wzory klamek zarejestrowane przez
uprawnionego nie miaty cech nowosci i1 indywidualnego charakteru. Istotnym jest, iz tego
rodzaju wzornictwo przemystowe charakteryzuje si¢ niewielkim zakresem swobody tworczej,
poniewaz ksztatt klamki podyktowany jest przede wszystkim funkcja, jakg klamka ma
spetniaé. Z reguty klamki sktadaja si¢ z czgsci trzpieniowej 1 waskiego, mozliwego do objecia
dlonig pochwytu, przylegajacych do siebie pod katem prostym. Roznice pomiedzy

poszczegdlnymi wzorami dotycza zwykle elementow dekoracyjnych i ich uloZenia oraz
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ksztaltu, przy czym ksztalt nie powinien utrudnia¢ speiniania przez klamke jej funkcji
uzytkowe;.

Kwestia podobienstwa wzoréw klamek sprzedawanych przez obowigzanego do
zarejestrowanych przez uprawnionego wzoréw wspdlnotowych, a takze do klamek
przedstawionych przez obowigzanego jako wzory przeciwstawne, powinna by¢ takze
rozpatrywana w ramach istniejacego obecnie trendu, obejmujgcego klamki o ksztaltach
nowoczesnych, surowych, kanciastych, z kwadratowg rozeta, czegsto jedno kolorowych.
Klamki mieszczace si¢ w tego rodzaju ,,minimalistycznym” trendzie oferowane sg przez
wielu producentéw i z powodu niewielkiego zakresu swobody tworczej r6znig si¢ detalami (z
reguty sg to elementy dekoracyjne lub ozdobne, kolorystyka), ktore z kolei nadaja im
indywidualny charakter. Zarowno klamki ,,GABI” (oferowane przez spotke S.), klamki
»-BOXER QR” (oferowane przez spotke D. ), jak i wskazane przez obowigzanego wzory
przeciwstawne do wWzoréw uprawnionego reprezentujg w/w ,,minimalistyczny” trend.

O ile jednak réznice pomigdzy wzorami zarejestrowanymi przez S. Sp. z 0. 0. Sp. k., a
wzorami przeciwstawionymi przez D. sp. z o. o. sg dos$¢ wyrazne, jesli chodzi o detale (co
wida¢ na zestawieniu zawartym w odpowiedzi na zazalenie — k. 563-566), to klamki ,,GABI”
produkowane przez uprawnionego na podstawie wskazanych wzoréw wspolnotowych i
klamki ,,BOXER QR” produkowane przez obowigzanego sa niemal identyczne (zestawienie —
k. 556-557). Jedynym szczegotem, ktory je odrdznia, jest zamieszczony na klamkach
,»BOXER QR” napis ,,(...) 7, ktory jest mato czytelny (napis ten wprawdzie widoczny jest na
przedtozonych przez obowigzanego zdjeciach — k. 702-703, jednakze zdjecia te przedstawiajg
klamki w powiekszeniu). Nie sg wiec zasadne zarzuty obowigzanego, iz wprowadzone przez
niego do obrotu klamki ,,BOXER QR” nie naruszajag wzorow wspolnotowych nr 006371126~
0001, 006371126-0002, 006371126-0003 i 006371126-0004 oraz, iz wzory te oraz klamki
,BOXER QR” wywotuja odmienne ogdlne wrazenie na zorientowanym uzytkowniku, a takze
zarzut, iz zarejestrowane przez uprawnionego wzory nie posiadajg cech nowos$ci i
indywidualnego charakteru. Wszystkie bowiem wzory klamek zaproponowane przez D. s. z 0.
0. jako wzory przeciwstawne rdznig si¢ od wzordw zarejestrowanych przez spotke S. (takze
wprowadzone przez obowigzanego do obrotu klamki ,,Qubic” 1 ,,Gustaw”). Wzory
uprawnionego posiadaja bowiem elementy dekoracyjne, ktore swiadczg o ich odmiennosci i
indywidualnym charakterze (dekoracyjna plastikowa, prostokatna wktadka, przy czym w
trzech wzorach w kolorze innym, niz pozostala cze$¢ klamki), cho¢ mieszcza si¢ w tym
samym minimalistycznym trendzie wzorniczym. Do elementéw zarejestrowanych wzorow

uprawnionego naleza rowniez okreslone kolory — nikiel, czarny 1 biaty.
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Za niezasadny Sad uznat zarzut obowigzanego dotyczacy przyjecia w postanowieniu
zabezpieczajacym, iz przedmiotem ochrony jest klamka bez wzgledu na kolor, co obcigza
obowigzanego ponad potrzebe (zarzut z pkt 1.4. zazalenia — k. 329). Rzeczywiscie, elementem
ochrony zarejestrowanych wzoréw wspolnotowych sa réwniez kolory klamek oferowanych
przez uprawnionego — nikiel, czarny i bialy, co oznacza, ze ochrong wynikajgca z naruszenia
wzorow wspolnotowych sa objete produkty tylko w w/w kolorach. Jednakze takie
ograniczenie ochrony (do w/w koloréw) nie jest uzasadnione przy zabezpieczeniu roszczenia
opartego na przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (sformutowanego w pkt
2 wniosku). Nadto, brak okreslenia w postanowieniu, iz zabezpieczenie dotyczy klamek
»,BOXER QR” bez wzgledu na kolor, mogtoby czyni¢ postanowienie nieskutecznym w
sytuacji wprowadzenia przez obowigzanego do obrotu klamek w kolorach zblizonych lub
podobnych. Powszechnie wiadomo, ze kazdy kolor wystgpuje w wielu odcieniach, a ocena,
czy jest to np. kolor czarny, czy grafitowy, $nieznobiaty, czy bialy, opiera si¢ na
subiektywnym odczuciu. Celem postanowienia zabezpieczajacego jest realne i skuteczne
unormowanie na czas trwania procesu stosunkow/sytuacji pomiedzy stronami; postanowienie
musi by¢ jasne i czytelne dla obu stron oraz mozliwe do wykonania, takze w czg¢sci
nakazujacej dokonanie zajecia okreslonych przedmiotéw przez komornika, ktéry nie
powinien mie¢ watpliwosci, jakiego koloru jest przedmiot, ktéry ma zajgé. OkreSlenie w
postanowieniu, iz zabezpieczenie ma dotyczy¢ klamek w kolorach niklu, biatym i czarnym
oraz koloréw ,,podobnych”, czy ,,zblizonych”, nie bytoby w ocenie sadu wystarczajace z
uwagi na watpliwosci co do zastosowanego koloru.

Zazalenie podlegato takze oddaleniu w zakresie podstawy prawnej z ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji. Przychylajac sie do pogladu
wyrazonego uprzednio przez Sad, iz prawo konkurencji hotduje zasadzie priori tempore
potior iure, wskazaé nalezy, iV udzielenie ochrony zmierza
do zabezpieczenia stusznych intereséw tego przedsigbiorcy, ktory poniost okreslone naktady
na zaprojektowanie, wprowadzenie do obrotu 1 promocj¢ okreslonego produktu, czy na
rozpoznawalnos$¢ jego oznaczenia. Warunkiem uzyskania ochrony jest w kazdym przypadku
wykazanie pierwszenstwa rynkowego oraz zaistnienie okoliczno$ci wskazanych w rozdziale
2. u.z.n.k. (czyny nieuczciwej konkurencji - art. 5 - 17) lub deliktu tam nieujetego,
ale odpowiadajgcego hipotezie art. 3 u.z.n.k.

Sad przyjmuje za wilasny poglad wyrazony w uzasadnieniu postanowienia o udzieleniu
zabezpieczenia, iz ,,Spotka S. przedstawita dowody relatywnego pierwszenstwa wprowadzenia

na polski rynek klamek o nazwie handlowej ,,GABI”, ktorych wyglad nasladuje obowigzana
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wytwarzajagc klamki ,,Boxer QR”. Nasladownictwo nie znajduje uzasadnienia w funkcji
technicznej jaka pelnig klamki. Obowigzana nie oznacza ich ponadto w sposob mogacy
skutecznie wyeliminowaé prawdopodobienstwo wprowadzenia nabywcy w btad co do
producenta lub produktu, w szczegolno$ci ryzyko konfuzji post sale”. Klamki zamontowane w
drzwiach maja jedynie mato widoczne oznaczenia indywidualizujace, moga wiec by¢ tatwo
mylone przez klientéw. Tego rodzaju dziatanie obowigzanego szkodzi zaréwno interesom

konkurenta (uprawnionego), jak i potencjalnych nabywcow.

Zwazywszy na powyzsze ustalenia Sgdu stwierdzi¢ nalezy, iz uprawniony
uprawdopodobnit w stopniu uzasadniajgcym zabezpieczenie pierwszenstwo rynkowe.
Powyzsze zagadnienia wymagaja oczywiscie dokladnego wyjasnienia w glownym
postgpowaniu sagdowym w sprawie o naruszenie, jednakze na potrzeby udzielenia
zabezpieczenia okoliczno$ci te zostaly w wystarczajacym stopniu wykazane.

Z uwagi na powyzsze, na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 3 k.p.c. w zw. z

art. 13 § 2 k.p.c., Sad Okregowy orzekt jak w sentencji postanowienia.

SSR Agnieszka Golaszewska SSO Agnieszka Matlak SSO Marian Kociolek
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